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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die am

23. April 2010 verkiindete und am 23. November 2010 zur
Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit
der das Europdische Patent Nr 1 192 212 (Anmeldenummer
00 945 771.4) widerrufen wurde.

Anspruch 1 der urspringlich eingereichten Anmeldung

sowie des erteilten Patents hatte folgenden Wortlaut:

"Verwendung einer Cyclohexanpolycarbonsdure oder eines
Derivats davon oder eines Gemischs aus zwei oder mehr
davon, welche(s) im Tierversuch mit Nagern bei einer
tdglichen oralen Dosierung von 1000 mg/kg Korpergewicht
der entsprechenden Cyclohexanpolycarbonsdure oder des
Derivats davon oder des Gemischs aus zwei oder mehr
davon per Schlundsonde lber die Dauer von mindestens 14
Tagen im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren
weder zu einem signifikanten Anstieg des Lebergewichtes
nach der Behandlung noch zu einer Verdoppelung der im
Leberhomogenat gemessenen spezifischen Aktivitadt der
cyanid-insensitiven Palmitoyl-CoA Oxidase fihrt,

als Weichmacher zur Herstellung toxikologisch giinstig

zUu bewertender Kunststoffe."

Gegen das Patent wurde Einspruch eingelegt. Der
Einsprechende machte die Einspruchsgriinde gemal Art.
52, 57 und 83, 54 und 56 EPU geltend.

Die angefochtene Entscheidung erfolgte auf Grundlage
eines Hauptantrags und eines Hilfsantrags, beide
eingereicht wahrend der miindlichen Verhandlung vor der

Einspruchsabteilung.
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Gemahl der Entscheidung erfillte der beanspruchte
Gegenstand des Hauptantrags und des Hilfsantrags die
Erfordernisse der Art. 54, 83, 84 sowie 123(2) EPU. Den
Erfordernissen des Artikels 56 EPU sei jedoch nicht

entsprochen worden.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am
1. Februar 2011, unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebiithr, Beschwerde ein. Die
Beschwerdebegriindung ging am 4. April 2011 ein.

Damit wurden drei Antrage (Hauptantrag, Hilfsantradge 1
und 2), Jeweils bestehend aus einem einzigen Anspruch,

eingereicht.

Der Anspruch des Hauptantrags hatte folgenden Wortlaut,
(Hinzufigungen sowie Streiechungen gegeniilber dem
urspringlich eingereichten Anspruch 1 sind von der

Kammer angegeben ) :

"Verwendung eines Derivats einer
Cyclohexanpolycarbonsdure eder—eines—berivats—daven—
oder eines Gemischs aus zweil oder mehr davon, welche (s)
im Tierversuch mit Ratten Nagerrn bei einer tdglichen
oralen Dosierung von 1000 mg/kg Kdrpergewicht der
entsprechenden Cyelohexanpolyeorbonsaure—oder des
entsprechenden Derivats dawvern der
Cyclohexanpolycarbonsdaure oder des Gemischs aus zwel
oder mehr davon per Schlundsonde iber die Dauer von
mindestens 14 Tagen im Vergleich zu unbehandelten
Kontrolltieren weder zu einem statistisch signifikanten
Anstieg des absoluten oder relativen lLebergewichtes wvon
mehr als 10 $ nach der Behandlung, noch zu einer
Verdoppelung der im Leberhomogenat gemessenen
spezifischen Aktivitat der cyanid-insensitiven
Palmitoyl-CoA Oxidase fihrt, als Weichmacher zur

Herstellung toxikologisch glinstig zu bewertender
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Kunststoffe,

dadurch gekennzeichnet, dass das Derivat der
Cyclohexanpolycarbonsaure oder das Gemisch aus zwei
oder mehr davon ausgewdhlt wird aus der Gruppe
bestehend aus:

Cyclohexan-1,2-dicarbonsduredi (isononyl)ester,
erhdltlich durch Hydrierung eines

Di (isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-48-0;
Cyclohexan-1,2-dicarbonsduredi (isononyl)ester,
erhdltlich durch Hydrierung eines

Di (isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0,
basierend auf n-Buten;

Cyclohexan-1 2-dicarbonsiduredi (isononyl)ester,
erhdltlich durch Hydrierung eines

Di (isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0,
basierend auf Isobuten;

wobei der Kunststoff ausgewahlt ist aus PVC, PVB oder
PVAc."

Im Anspruch des ersten Hilfsantrags wurden die
Weichmacher auf die ersten zwei aus der Liste gemal
Hauptantrag beschrankt, im Anspruch des zweiten
Hilfsantrags wurde nur noch die erste Verbindung aus

der Liste als Weichmacher beansprucht

Weitere Argumente wurden mit Schreiben vom

20. Marz 2012 vorgetragen.

Die Beschwerdeerwiderung ging mit Schreiben vom
29. Juli 2011 ein. Eine weitere Eingabe erfolgte mit
Schreiben vom 25. Mai 2012.

Am 6. August 2013 erging eine Ladung zur miindlichen

Verhandlung.
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Mit Schreiben vom 21. Januar 2014 reichte die
Beschwerdefiihrerin drei weitere Anspruchssatze als
Hilfsantrdge 3, 4 und 5 ein, jeweils bestehend aus
einem einzigen Anspruch, in dem der Begriff "relativen
Lebergewichts" aus dem Hauptantrag durch "des auf das
GesamtkOrpergewicht bezogenen Lebergewichts" ersetzt

wurde.

Am 22. Januar 2014 erging eine Mitteilung mit der
vorlaufigen Meinung der Kammer. Unter anderem wurden

Einwadnde gemidl Art. 123 (2) EPU erhoben.

Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 legte die
Beschwerdefiihrerin noch drei weitere Anspruchssatze als
Hilfsantrdge 6, 7 und 8 vor, jeweils bestehend aus
einem einzigen Anspruch, in dem der Anstieg des

Lebergewichts folgendermaBen definiert wurde:

"[...] im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren
weder zu ein statistisch signifikanten Anstieg des
absoluten Lebergewichts oder des auf das
Gesamtkorpergewicht bezogenen Lebergewichts nach der
Behandlung, der mehr als 10% tber dem Anstieg des
absoluten oder des auf das Gesamtkdrpergewicht
bezogenen Lebergewichts eines entsprechenden

unbehandelten Kontrolltieres liegt,[...]".

Die mindliche Verhandlung fand am 26. Marz 2014 statt.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

Art. 123(2) EPU

Die im Anspruch definierten Weichmacher seien im

urspringlichen Anspruch 3 offenbart. Die jetzt
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beanspruchten Verbindungen seien auf Seiten 11 und 12
der urspringlichen Anmeldung als besonders bevorzugt
erwahnt. Die Auswahl bzw. Bevorzugung der Ester im
allgemeinen und der Isononylester als besonders
bevorzugt gehe aus der Beschreibung sowie aus dem
Beispiel hervor. Die im Anspruch definierten
Kunststoffe seien auf Seite 12 der urspringlichen
Anmeldung explizit genannt. Der Begriff
"Massenkunststoffe" sei lediglich als allgemeiner
Oberbegriff zu verstehen und nicht als Angabe einer
Liste von bestimmten Kunststoffen, von dem die konkret
genannten Kunststoffe ein Teil waren. Die einzige Liste
in der Anmeldung sei die Liste von explizit genannten
Kunststoffen. Somit erfolge beziiglich der Kunststoffe

keine Auswahl gegeniiber der urspringlichen Offenbarung.

Demzufolge sei der Gegenstand des Hauptantrags das
Ergebnis einer einzigen Auswahl gegeniber der
urspringlichen Anmeldung, namlich die bestimmten

Weichmacher, und keine Auswahl aus zwei Listen.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen wie folgt

zusammengefasst werden.

Art. 123(2) EPU

Die jetzt beanspruchte Kombination von Kunststoffen und
Weichmachern sei in der urspriinglichen Anmeldung nicht
offenbart. Die drei Weichmachergruppen, die jetzt
beansprucht werden, seien als Teil einer langeren Liste
auf Seite 11 offenbart, aber nirgends als bevorzugt
gekennzeichnet. Somit sei die Definition der
Weichmacher das Ergebnis einer Auswahl gegeniliber der

Offenbarung der urspringlichen Anmeldung.
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Auch die jetzt definierten Kunststoffe stellten eine
Auswahl gegeniiber der urspringlichen Offenbarung dar,
nach der alle bekannten Kunststoffe verwendet werden
kénnen, insbesondere Massenkunststoffen. Die
aufgelisteten Polymere seien in der Anmeldung lediglich
als Beispiele genannt, ohne diese jedoch - einzeln oder

in Kombination - als bevorzugt zu definieren.

AuBerdem stehe die Offenbarung der Kunststoffe auf
Seite 12 der Anmeldung nicht in Zusammenhang mit
bestimmten Weichmachern oder mit einer bestimmten

Gruppe von Weichmachern.

Der Gegenstand des Anspruchs sei damit eine aus einer
Auswahl aus zwei Listen entstandene Merkmalskombination

und verstoBe somit gegen Art. 123(2) EPU.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des
Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage des
Hilfsantrags 1 oder des Hilfsantrags 2, jeweils
eingereicht mit der Beschwerdebegrindung vom 4. April
2011, weiterhin hilfsweise auf der Grundlage der
Hilfsantrdge 3, 4 oder 5, jeweils eingereicht mit
Schreiben vom 21. Januar 2014 oder weiter hilfsweise
auf der Grundlage der Hilfsantrage 6, 7 oder 8, Jjeweils

eingereicht mit Schreiben vom 25. Februar 2014.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.
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Entscheidungsgriunde

Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

Art. 123(2) EPU

Gegenliber dem urspriinglich eingereichten Anspruch 1
unterscheidet sich der Anspruch gemal dem Hauptantrag
u.a. darin, dass:

- der Weichmacher auf drei bestimmte Esterderivate
von Cyclohexanpolycarbonsduren beschrankt wurde
und

- der Kunststoff auf drei spezifisch genannte
Kunststoffe beschrankt ist (siehe Punkt VI, oben).

Die Weichmacher werden gemaB Absatz 1 der
urspringlichen Anmeldung allgemein als
"Cyclohexanpolycarbonsdauren und Derivate davon, z.B.

Estern und/oder Anhydriden" definiert.

Seite 5 Zeile 5 der Anmeldung lautet:

"Der erfindungsgemdss verwendete
Begriff"Cyclohexanpolycarbonsduren und Derivate
davon"umfasst sowohl die jeweiligen
Cyclohexanpolycarbonsduren an sich sowie Derivate
davon, wobei insbesondere Mono-, Di-oder ggf. Tri-oder
Tetraester sowie Anhydride der
Cyclohexanpolycarbonsduren zu nennen sind. Die
eingesetzten Ester sind Alkyl-, Cykloalkyl-sowie
Alkoxyalkylester, wobei die Alkyl-, Cycloalkyl-sowie
Alkoxyalkylgruppen in der Regel 1 bis 30, vorzugsweise
2 bis 20 und besonders bevorzugt 3 bis 18
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Kohlenstoffatome umfassen und verzweligt oder linear

sein kénnen."

Auf Seite 12, Zeilen 16-21, werden die
Hydrierungsprodukte von sechs kommerziell erhaltlichen
Benzocarbonsdureester genannt, unter anderem die drei
im Anspruch genannten Verbindungen. Die aufgelisteten
Estern werden als "toxikologisch glinstig im Sinne der
vorliegenden Erfindung zu bewerten(de)" weitere
mogliche Weichmacher beschrieben, nicht jedoch als
bevorzugt. Ein gesonderter Hinweis auf die drei jetzt
im Anspruch definierten Esterverbindungen ist der

urspringlichen Anmeldung nicht zu entnehmen.

Somit stellt die anspruchsgemafBe Definition der
Weichmacher eine mehrfache Auswahl gegeniiber der
urspringlichen Offenbarung dar:
- Auswahl von Derivaten aus den zwei Mdglichkeiten
Sduren und Derivaten davon;
- Auswahl von Estern aus den moglichen Derivaten;
- Auswahl von Hydrierungsprodukte von sechs
genannten Benzolcarbonsaureester;

- Auswahl von drei dieser Verbindungen.

Der von der Beschwerdefiihrerin zitierte Anspruch 3 der
urspringlichen Anmeldung offenbart die jetzt
beanspruchte Kombination von Weichmachern auch nicht.
Dieser Anspruch ist zwar, im Gegensatz zum
urspringlichen Anspruch 1, auf Esterverbindungen
beschrankt, unter anderem auch die drei in dem
geltenden Anspruch genannten. Diese sind jedoch als
Teil einer langeren Liste offenbart. Es ist dem
urspringlichen Anspruch 3 weder zu entnehmen, dass die
Hydrierungsprodukten von Benzolcarbonsduren als
Untergruppe bevorzugt seien, noch, dass die drei jetzt

beanspruchten Verbindungen eine gesonderte Subgruppe
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dieser Untergruppe bilden oder sonst wie bevorzugt

sind.

Somit ist die jetzt beanspruchte Kombination der
Weichmacher weder in der Beschreibung noch in den

Anspriichen der urspringlichen Anmeldung offenbart.

Die jetzige Definition der drei genannten Weichmacher
ist damit nur auf Grundlage einer - ggf. mehrstufigen -
Auswahl aus der Offenbarung der urspringlichen

Anmeldung herzuleiten.

Bei den jetzt beanspruchten Polymeren kommt die Kammer

zUu einer analogen Schlussfolgerung.

Seite 12, Zeile 23-26, der urspringlichen Anmeldung
lautet:

"Die im Sinne der vorliegenden Erfindung toxikologisch
als giinstig zu bewertenden Cyclohexanpolycarbonsiduren
und Derivate davon lassen sich in alle dem Fachmann
bekannten Kunststoffen, insbesondere 1in
Massenkunststoffen wie beispielsweise PVC, PVB, sowie

PVAc einsetzen."

Die Liste der Kunststoffe ist also in zwei Teilen
gegliedert, namlich der allgemeine Begriff
"Massenkunststoffe" einerseits und die drei explizit
genannten Polymerarten (PVC, PVB, PVAc) andererseits.
Es geht aus der Anmeldung nicht eindeutig hervor,
welche Polymere zur Gruppe der "Massenkunststoffe”
gehoren. So ist insbesondere nicht klar, ob die drei
explizit genannten Kunststoffe als Beispiele dieser
Massenkunststoffe zu sehen sind.

Im Gegenteil, der Satz auf Seite 12 kann

unterschiedlich interpretiert werden:
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a) Entweder ist unter der Gattung "Massenkunststoffe"
einzig PVC zu verstehen, wobei die zweil weiteren,
durch ein Komma von "PVC" getrennten Polymere
einer anderen - nicht ndher genannten - Gattung
zugehorig sind. Bei dieser Interpretation
entsprache die jetzige Definition der Polymere im
Anspruch einer zweifachen Auswahl gegeniiber der
urspringlichen Anmeldung: Zundchst die Auswahl
eines der zur Gattung "Massenkunststoffe"
gehorenden Polymere und dann die Auswahl der zwei
weiteren Polymere, wobei keines der Polymere
einzeln als bevorzugt offenbart ist und auch deren
Kombination nicht als bevorzugt hervorgehoben

wird.

b) Alternativ kdonnte der Satz so ausgelegt werden,
dass alle drei genannten Polymere der Gattung
"Massenkunststoffen" zugehdrig sind. Bei dieser
Interpretation bestiinde der Gegenstand des
Anspruchs in einer Auswahl von drei der Gattung
"Massenkunststoffen" zugehdrigen Polymeren, ohne
dass die genannten Polymere einzeln oder als

Gruppe als bevorzugt offenbart sind.

Somit sind die im Anspruch definierten Polymere das
Ergebnis einer ggf. mehrstufigen Auswahl aus der

Offenbarung der urspringlichen Anmeldung.

Da sowohl die im Anspruch genannten Weichmacher wie
auch die Polymere jeweils das Ergebnis einer - ggf.
mehrfachen - Auswahl aus der urspringlichen Anmeldung
darstellen, ist deren Kombination der urspriinglichen
Anmeldung weder explizit noch implizit zu entnehmen,
sondern stellt einen gegeniber der Anmeldung neuen

Gegenstand dar.
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Somit geht der Gegenstand von Anspruch 1 gemal dem
Hauptantrag Uber den Inhalt der urspringlich
eingereichten Anmeldung hinaus, mit dem Ergebnis, dass
die Erfordernisse des Art. 123(2) EPU nicht erfillt

sind.

Hilfsantrdage 1 und 2

Art 123(2) EPU

Der Anspruch jeweils der Hilfsantrage 1 und 2 ist
gegeniiber dem Hauptantrag durch eine progressiv engere
Auswahl an Weichmachern eingeschréankt (siehe Abschnitt
VI, oben). Somit stellt der Gegenstand dieser Anspriiche
ebenfalls eine mehrfache Auswahl aus der urspringlichen

Anmeldung dar.

Der Gegenstand der Hilfsantrdge 1 und 2 erfillt somit
aus den gleichen Grinden wie der Hauptantrag nicht die
Erfordernisse des Art. 123(2) EPU.

Hilfsantrdge 3 bis 8

Art 123(2) EPU

Alle Hilfsantrage 3-8 enthalten die gleiche Definition
der Polymere und Weichmacher wie entweder der
Hauptantrag oder einer der Hilfsantrage 1 und 2.

Aus den gleichen Grinden erfillen die Hilfsantrdge 3

bis 8 daher nicht die Erfordernisse wvon Art. 123 (2)

EPU.
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die den Erfordernissen

5. Da keine Anspriiche vorliegen,
von Art. 123(2) EPU geniigen, ist die Beschwerde
zurlickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



